MERCK v. STEPHAR JA EXLER

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
14 péivéni heindkuuta 1981 *

Asiassa 187/80,

jonka Arrondissementsrechtbank Rotterdamin puheenjohtaja on saattanut ETY:n .
perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisdjen tuomioistuimen kisiteltiviksi
saadakseen ensin mainitussa tuomioistuimessa vireilld olevassa asiassa

Merck & Co. Inc., Rahway, New Jersey, Amerikan yhdysvallat,
vastaan

1. Stephar BV, Rotterdam,

2. Petrus Stephanus Exler, kotipaikka Capelle aan den IJssel,

ennakkoratkaisun ETY:n perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta
koskevien sddntdjen, erityisesti 36 artiklan tulkinnasta suhteessa patenttioikeuteen,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti J. Mertens de Wilmars, jaostojen puheenjohtajat
P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart ja T. Koopmans seki tuomarit A, O’Keeffe,
A. Touffait, O. Due, U. Everling ja A. Chloros,

julkisasiamies: G. Reischil,
kirjaaja: A. Van Houtte,

* Oikeudenkayntikieli: hollanti.
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on antanut seuraavan

200

tuomion

Arrondissementsrechtbank Rotterdamin puheenjohtaja on esittényt 2.7.1980
tekemsllasn paatokselld, joka on saapunut yhteisdjen tuomioistuimen kirjaa-
moon 15.9.1980, ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla ennakko-
ratkaisukysymyksen mainitun perustamissopimuksen tavaroiden vapaata
liikkuvuutta koskevien médraysten ja erityisesti 36 artiklan seki kansallisessa
lainsadddnndssi teolhsmkeuksﬂle ja kaupallisille 01keuk3111e faatun SUO]aIl
vilisestd suhteesta.

Ennakkoratkaisua koskevassa p#dtoksessdéin Arrondissementsrechtbankin

- puheenjohtaja on tarkentanut seuraavasti ne tosiseikat ja kansalliset oikeus-

saannét, joihin esitetty kysymys liittyy:

- Merck-yhtié on kahden hollantilaisen, Moduretic-nimista l4dkettd ja
sen valmistusmenetelmii suojaavan patentin haltija. Kyseisten patent-
tien perusteella yhtié voi Hollannin lainsddddnnén mukaan vastustaa
oikeusteitse siti, ettd muut henkilét myyvéat suojattua tuotetta Hollan-
nissa, vaikka patentin haltija tai hénen suostumuksellaan joku muu -
olisi saattanut tuotteen vaihdantaan toisessa jésenvaltiossa;

- taimi yhtid pitid kyseistd ldékettd kaupan Italiassa, jossa se ei ole
onnistunut saamaan sitd patentoiduksi, koska sind ajankohtana, jona
tuotetta on Italiassa myyty, Italian patenttilaissa (RD 29.6.1939 n:o
1127) - joka mydhemmin on julistettu perustuslain vastaiseksi Italian
Corte costituzionalen 20.3.1978 tekemilld paatokselld - on kielletty
patenitien antaminen lddkkeille ja niiden Valmismsmenetelmille;

- Stephar-yhtié tuo Italiasta Alankomaihin kyseistd ladkettd ja pitdd sitd
sielld kaupan kilpaillen Merckin kanssa.

Kansallinen tuomioistuin haluaa néiden seikkojen perusteella tietdd, estetdan-
ko oletetussa tapauksessa perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikku-
vuutta koskevissa yleissdinnoissi - sen estdmittd mitd 36 artiklassa maara-
tdsn - patentin haltijaa, joka myy patentilla suojattua ladkettd tietyssd jasen-
valtiossa (Alankomaat), vastustamasta - miké on sallittu kyseisen jisenvaltion
lainsdddinndssa — sitd, ettd toiset henkildt tuovat patentin haltijan itsensd
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vapaasti toisessa jisenvaltiossa (Italia), jossa patenttisuojaa ei ole, myymd#
samaa tuotetta viimeksi mainitusta toisesta jdsenvaltiosta ja pitivit sitd
kaupan ensin mainitussa jasenvaltiossa (Alankomaat).

Ennakkoratkaisumenettelyyn osallistuneet osapuolet ovat ensiksi korostaneet,
ettd yhteisdjen tuomioistuin on jo tdsmentinyt asiassa 15/74, Sterling Drug,
31.10.1974 antamassaan tuomiossa (Kok. 1974, s. 1147), ettd vaikka perus-
tamissopimuksen 36 artiklassa sallitaan teollisoikeuksien ja kaupallisten
oikeuksien suojelemiseksi poikkeaminen yhteismarkkinoiden yhdestd peruspe-
riaatteesta, kyseinen poikkeus sallitaan kuitenkin ainoastaan siini méérin kuin
poikkeaminen on perusteltua sellaisten oikeuksien suojelemiseksi, jotka
muodostavat ndiden teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisillén,
jona patenttien osalta on “sen varmistaminen, etti patentinhaltija saa kor-
vauksena luovasta keksijin ty0sté yksinoikeuden kiyttdd keksintod teollisuus-
tuotteiden valmistuksessa ja niiden saattamisessa ensimméisen kerran vaih-
dantaan joko itse tai myontdmélld lisenssejia kolmansille sekd oikeuden torjua
patentin loukkaukset”.

Samassa tuomiossa yhteisjen tuomioistuin on lausunut, etti vapaan liikku-
vuuden estettd voidaan pité4 perusteltuna teollisoikeuksien suojelemiseksi, jos
suojelemiseen turvaudutaan sellaista tuotetta vastaan, joka tuodaan jisenval-
tiosta, jossa se ei ole patentoitavissa ja jossa sen on valmistanut kolmas ilman
patentinhaltijan suostumusta.

Osapuolet ovat yhtd mieltd siitd, ettd nyt késiteltivdnd olevassa asiassa
huomioon otettava tilanne on erilainen kuin edelld esitetyssd tapauksessa,
koska vaikka kysymyksessi on jésenvaltio, jossa Kyseinen tuote ei ole
patentoitavissa, mainittua tuotetta ei kuitenkaan ole saattanut markkinoille
kolmas osapuoli vaan patentinhaltija ja mainitun tuotteen valmistaja itse;
osapuolet ovat kuitenkin tehneet tistd toteamuksesta vastakkaiset pAdtelmiit.

Stephar ja komissio ovat tehneet téstd sen padtelmén, ettd koska patentinhalti-
ja on itse saattanut vapaasti vaihdantaan kyseisen tuotteen jésenvaltiossa,
jossa se ei ole patentoitavissa, kyseisten tavaroiden tuontia jdsenvaltioon,
jossa tuote on suojattu, ei voida kieltéd, koska patentinhaltija on saattanut sen
vapaasti ja vapaaehtoisesti vaihdantaan.

Sitd vastoin Merck, jota Ranskan hallitus ja Ison-Britannian hallitus tukevat,
katsoo, ettd patentin tarkoitusta, joka on korvata keksimistyo, ei taata, koska
patenttioikeutta ei tunnusteta sen maan laissa, jossa patentinhaltija on saatta-
nut tuotteen markkinoille, ja ndin ollen patentinhaltija ei voi saada korvausta
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luovasta keksimistydstdan, koska hinelld ei ole kyseisessd maassa yksinoi-
keutta saattaa tuote ensimmaiistd kertaa vaihdantaan.

Koska vastakkaisia mielipiteitd on esitetty, on tdsmennettdvi, etti patentin
ydinsisallén edelld toistetusta médritelméstd johtuu, ettd patenttioikeuden
tarkein osa koostuu ennen kaikkea siité, ettd keksijélle annetaan yksinoikeus
tuotteen saattamiseksi ensimméista kertaa vaihdantaan.

Tami oikeus saattaa tuote ensimmiistd kertaa vaihdantaan, jolla keksijélle
varataan monopoli tuotteensa hyodyntimisessd, mahdollistaa sen, ettd keksijd
voi saada luovasta keksimistydstd korvauksen, takaamatta hénelle kuitenkaan
sen Saamista kaikissa olosuhteissa.

Patentinhaltijan asiana on nimittdin paéttdd tdysin asioista perilld ollen
edellytyksistd, joilla hin saattaa tuotteensa vaihdantaan, mukaan lukien
mahdollisuus saattaa se markkinoille jisenvaltiossa, jonka lainsdadanndssa ei
ole patenttisuojaa kyseiselle tuotteelle. Hénen on ndin ollen hyviksyttiva ne
tisti valinnastaan aiheutuvat seuraukset, jotka liittyvit tuotteen vapaaseen
liikkuvuuteen yhteismarkkinoilla eli perusperiaatteeseen, joka kuuluu sellai-
siin oikeudellisiin ja taloudellisiin seikkoihin, jotka patentinhaltijan on
otettava huomioon mairitessaan yksinoikeutensa kayttimismuodoista.

T#mi toteamus on liséksi vahvistettu yhteisojen tuomioistuimen oikeuskaytéan-
nossi asiassa 119/75, Terrapin, 22.6.1976 annetussa tuomiossa (Kok. 1976,
s. 1039) ja yhdistetyissi asioissa 55/80 ja 57/80, Musik-Vertrieb membran ja
K-tel, 20.1.1981 annetussa tuomiossa (Kok. 1981, s. 147) ilmaisulla: ”jésen-
valtion lains#adénnoélld suojellun teollisoikeuden ja kaupallisen oikeuden
haltija ei voi vedota tdhén lainsd#dant6on sellaisen tuotteen tuonnin estémi-
seksi, jonka haltija itse tai hénen suostumuksellaan joku muu on laillisesti
saattanut toisen jasenvaltion markkinoille”.

Niin ollen sen salliminen, etti keksiji tai hinen oikeuksiensa haltija kiyttaisi-
vit patenttioikeutta, joka heilld on ensimmaisessd jisenvaltiossa, estdékseen
sellaisen tuotteen tuonnin, jonka he itse ovat vapaasti saattaneet vaihdantaan
toisessa jisenvaltiossa, jossa .timi tuote ei ole patentoitavissa, aiheuttaisi
kansallisten markkinoiden eristdmisen, joka on vastoin perustamissopimuksen
tavoitteita.. '

Niin ollen esitettyyn kysymykseen on vastattava, ettd ETY:n perustamissopi-
muksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevia méérdyksid, 36 artiklan
midrdykset mukaan lukien, on tulkittava siten, ettd niissi ei sallita sité, ettd
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ladkettd koskevan patentin haltija, joka myy kyseistd lddkettd tietyssd jdsen-
valtiossa, jossa ladkkeelld on patenttisuoja, ja sen jilkeen saattaa sen itse
vaihdantaan toisessa jisenvaltiossa, jossa titd suojaa ei ole, kdyttdd hinelle
ensin mainitun jisenvaltion lainsédddnngssd annettua oikeutta kieltdd maini-
tun, toisesta jasenvaltiosta tuodun tuotteen kaupan pitdminen ensiksi mainitus-
sa jasenvaltiossa.

Oikeundenkayntikulut

15 Yhteistjen tuomioistuimelle huomautuksensa esitténeille Ranskan hallituksel-
le, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle ja Euroopan yhteisdjen komis-
siolle aiheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida madrdtd korvattaviksi.
Piiasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisGjen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilli olevan asian kdsittelyssé,
minki vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on péittad oikeudenkiyntiku-
luista.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Arrondissementsrechtbank Rotterdamin 2.7.1980 tekemilldan péitok-
selld, joka on saapunut yhteisgjen tuomioistuimen kirjaamoon 15.9.1980, esittdmén
kysymyksen seuraavasti:

ETY:n perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevia
méiriyksid, 36 artiklan médriykset mukaan lukien, on tulkittava siten, etti
niissi ei sallita sitii, ettéi lddkettd koskevan patentin haltija, joka myy kyseisti
Liiiketta tietyssi jisenvaltiossa, jossa on patenttisuoja, ja sen jilkeen saattaa sen
itse vaihdantaan toisessa jisenvaltiossa, jossa tiitii suojaa ei ole, kiiyttii hiinelle
ensin mainitun jisenvaltion lainsdddéinndssi annettua oikeutta kieltdd mainitun,
toisesta jiisenvaltiosta tuodun tuotteen kaupan pitdminen ensiksi mainitussa
jisenvaltiossa.
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Mertens de Wilmars  Pescatore’ Mackenzie Stuart Koopmans  O’Keeffe

™ Touffait ’ Due - Everling Chloros
Julistettiin Luxemburgissa 14 piivini heinikuuta 1981.

A. Van Houtte J. Mertens de Wilmars
kirjaaja ) presidentti
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